<判例研究>故意侵害訴訟に対して外部弁護士の意見書を抗弁とすることは企業内弁護士のワーク･プロダクトや弁護士-依頼人特権の放棄となるか : In re Seagate Technology, 497 F.3d 1360, 2007 U.S.App. LEXIS 19768 (2007) by 竹部 晴美 & Harumi Takebe






















In re Seagate Technology, 497 F. 3d 1360, 2007 U. S.
App. LEXIS 19768 (2007)
竹 部 晴 美
【判例研究】
法と政治 59巻 2号 (2008年 7月) 13(706)
(１) Upjohn Co. v. United States, 449 U. S. 383 (1981), at 389. 秘匿特権には, 自己負罪拒







































































14(705) 法と政治 59巻 2号 (2008年 7月)
議申立ては本訴の主張に備えるものでその関与を必要としない。参照, 関戸麦「日本企業
が米国民事訴訟で経験する手続法上の論点 PART 5」 NBL No. 815, 4250頁 (2005年)。
(２) Id. at 38991.
(３) Id, at 389.
(４) See e. g., Natta v. Zletz, 418 F. 2d 633, 637 (7th Cir. 1969).
(５) Hickman v. Taylor, 329 U. S. 495, 67 S. Ct. 385 (1947). 参照, 竹下守夫 ｢Discovery｣
ジュリスト英米判例百選254頁 (1964年)｡ 1943年, デラウェア川で引船が原因不明の事故
で沈没し, 乗組員数名が死亡した。船の所有者である Taylor は, 将来に起こされると予
想した訴訟に備え, 弁護士に命じて事件の調査をおこなわせた。この弁護士は, 生存乗組




権を主張して, その提出を拒否した。被告は, それらの情報は, 訴訟準備のために得られ
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まれないとして, その提出を命じ, 応じない被告側を法廷侮辱 (contempt) だとした。こ
れに対して控訴審の第３巡回区連邦控訴裁判所は, 地裁判決を破棄し, 問題となっている
情報は「弁護士のワーク・プロダクト」(work product of the lawyer) だから, これについ
ては被告に秘匿特権がありディスカバリーから保護されると判示した。参照, 住吉博 ｢ヒ
クマン原則の成立と展開｣ 法学新報73巻１号35頁，２･３号95頁 (1966年)。
(６) See Hickman, id. at 51011.
(７) In re Grand Jury Proceedings, 33 F. 3d 342, 348 (4th Cir. 1994).
(８) ワーク・プロダクトは, ｢訴訟に関連したまたは特定の論争に関連して, 弁護士依
頼人特権と異なる｡」Coastal States Gas Comm. v. Dept. of Energy, 617 F. 2d 854, 862 (D. C.
Cir. 1980).「ワーク・プロダクト理論は, 弁護士依頼人特権とは別のまったく異なった,
ディスカバリーから免れることと関係のない原理である｡」In re Grand Jury, 106 F. R. D.
255, 257 (D. N. R. 1985).
(９) In re Grand Jury Proceedings, 601 F. 2d 162, 171 (5th Cir. 1979). and see Flynn v. Church
of Scientology Int’l, 115 F. R. D. 1,3 (D. Mass. 1986).
でもあるし, また「メモ, 要約, 交信, 弁護士が依頼人の事件を起訴手続きす
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(10) In re Sealed Case, 676 F. 2d 793, 80910 (D. C. Cir. 1982) および Upjohn Co. v. United
States, 449 U. S. 383 (1981), at 401 は,「意見のワーク・プロダクトについては, 不当な
困難なしに相当物を手に入れることはできないことを示す必要がある」とする。
(11) In re EchoStar Comm. Corp., 448 F. 3d 1294 (2006) (Fed. Cir. May 1, 2006). 原告 (TiVo
会社）は, テレビ放映の記録に関する技術を対象とする特許を有していたが, 被告の





そこで, 原告 TiVo は, EchoStar が特許を侵害していないという決定を会社内で下した
際の EchoStar の経営陣の決定過程について EchoStar と当該弁護士の所属する事務所に
対してそれらが保持する文書の提出要求を連邦地裁に申立てた。連邦地裁はこれを受け,
｢EchoStar が, その抗弁において社内弁護士のアドバイスに依拠したことにより, 侵害行
為に関するいかなる弁護士のアドバイスについても, 弁護士依頼人特権および弁護士ワ
１．事実の概要
原告の Convolve 会社およびマサチューセッツ工科大学 (MIT）(以下, コン
ボルヴとする｡）は, 被告の Seagate 会社（以下, シーゲートとする｡）に対し
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ーク・プロダクト免責を放棄したことになり, これには社外弁護士である弁護士事務所の
アドバイスも含まれる｣, とした。Id, at 1297. そこで, EchoStar は, 弁護士事務所からの
２件の侵害意見書を含む通信文書を提出した。しかし, 同事務所の当該特許の意見書に関
連する資料（ワーク・プロダクト）については提出しなかった。2005年10月５日, 連邦
地裁は先の命令を明確にするため, ワーク・プロダクト免責の放棄は, 依頼人 (EchoStar)
に伝達されたか否かにかかわらず, 法律事務所が収集・作成したすべての資料に及ぶと述




この点について, 連邦地裁は, セキムラ弁護士の意見書に関する事項, すな
わち問題となっている特許の侵害性, 無効性および実行可能性に関して, シー
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(12) In re Seagate Technology, 497 F. 3d 1360 (2007), at 1366.
(13) Id, at 1367.
(14) Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F. 2d 1380 (Fed. Cir. 1983).
(15) See In re Seagate, supra note 12, at 1367.
３．第二巡回区連邦控訴裁判所判決
本裁判所は, 抗弁に伴う特権の放棄の範囲についてエコスター判決ですでに
述べてきたとし, それを, 以下のように要約した。①故意侵害に対して, 企業
内の弁護士のアドバイスを抗弁として用いる場合には,「弁護士依頼人特権」
の放棄をもたらすこと, ②この場合には, 当該事件の「同一の主題」(the
same subject matter) に関する弁護士と依頼人の通信を記録した書面の提出だ
けでなくその通信に関する「ワーク・プロダクト」と「弁護士依頼人特権」



















そこで, 争点は, 意見を提出した弁護士 (意見弁護士) のそのような放棄が,
審理担当弁護士の「弁護士依頼人特権」にまで及ぶかである。これまで, 連
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(16) See In re EchoStar, supra note 11, at 1299.
(17) See In re Seagate, supra note 12, at 1371.
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(19) Id, at 1373.
(20) Id.
(21) Id.
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(23) Id.
(24) Id, at 1375.
(25) In re Martin Marietta Corp., 856 F. 2d 619, 624 (4th Cir.1988).













































































22(697) 法と政治 59巻 2号 (2008年 7月)
(27) Id, at 1376.
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とに相当な必要性のある」こと, および「不当な困難」(undue hardship) なし
にはどこかほかで資料を得ることができないことを示したときだけに, 訴訟を
予想して準備された「文書」と「具体的なもの」だけに対するディスカバリー





















































(31) Dov Greenbaum, In Re Seagate : Did it Really Fix the Waiver Issue? A Short Review and
Analysis of Waiver Resulting from the Use Of a Counsel’s Opinion Letter as a Defense to Willful
Infringement, 12 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 155 (2008).
(32) Brian Ferguson, Seagate Equals Sea Change : The Federal Circuit Establishes a New Test for
Proving Willful Infringement and Preserves The Sanctity of The Attorney-Client Privilege, 24
SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L. J. 167 (2007).
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